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RESOLUCION

En fecha 12/02/2025, la ciudadana MARIA DEL.ROSARIO
QUINTERO, venezolana, fitular de la cédula .de lsjenhdod
N° V.-5.962.633, Abogada en ejercicio e inscrito en el
INPREABOGADO bajo el N° 32.606, actuando con el
caracter de Apoderada de la Empresa APPLE INC.,
compaiia de nacionalidad estadounidense, INTERPUSO
ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, Recurso Jerdrquico contra el Acfo
Administrativo contenido en la Resolucion N° 26 de fecha
12/12/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, que declard SIN
LUGAR, el Recurso de Reconsideracion, interpuesto
confra la Resolucion N° 281, de fecha 30/04/2015,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 556
de fecha 15/05/2015, que NIEGA DE OFICIO, la solicitud
de registro de la marca comercial “MAGIC MOUSE”,
inscripcién N° 2014-003775, en clase 9 Internacional, para
distinguir: “Ratones de computadoras”., por considerar
que los términos y locuciones que hayan pasado al uso
geperol, y las ,expresiones comunmente empleadas para
indicar el género, haciéndola incursg en la causal

prc?hibiﬁvo de registro establecida en el numeral 9 del
articulo 33 de Ig Ley de Propiedad Industriall,

"Vid.: Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N°
1

25,227 de fecha
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COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce
contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucion
Ne 26 de fecha 12/12/2024, publicada en el Boletin de Ig
Propiedad Industrial N° 438 de fecha 21/01/2025, emitido

por el Servicio Autdonomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido,
fue dictado por Ui organo dependiente
jerarguicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional vy, siendo esia Alzada, ei érgano
superior jerarquico del mismo, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

: 35 ' e
Visto y analizado el contenido del escrito recurstg%,oe: ;n
[ tremos exig!
cumple con 1os ex jid |
Alzada aprecia que 1 oy
/@\ articulo 49 de la Ley Orgdnica de Prc;cednrg&so ;
Administrafivoss,  POT le qug dg seguida PO
pronunciarse sobre su tempesfividad.

—_—
-
—————

" : l ° - clinario de fecha
| ” ” :‘ 0 cde & Republica de Venezuela Mo 2818 ExirQo

= Vi cced ficlal de

2 \id, Gaeeld Yicla

01/07/1981. \\ / i
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Al respecto, el acto impugnado  fue efgoﬁvgrnenle
notificado o La Recurrente, mediante publicacion del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 438, de fechy
21/01/2024, fechq estq corroborada. por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 01-2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso  Oficial, gl lapso  parg intferponer g Recurso

| Jerdrquico, comenzs g partir del dia 22/01/2025 hasta el
| dia 11/02/2025, ambgs fechas inclusive.

| En este orden de ideas, q| verificar que e| Recurso
: Jerdrquico, fue inferpuesto en fecha 11 /02/2025, o decir,

i
ANTECEDENTES

En fechq 28/03/2014, Mediante tframite No 20]4~003775 la
empresg APPLE INC., solicité ante el Servicig AU'I'énor'no
de g Propiedaqd Intelectyq (SAPI), el registro de |q Marcq:

“MAGIC MOUSE" en clase en
i s ’ Clase 9 |nt -
distinguir: “Ratones de Computadorgs” o g bara

En fechg 15/05/2015, Mediante Resolucién N° 281 d
2 Publicadqg en g| .
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expresionas comunmente empleadas para indicar el
género, deferminado que estd incursa en la causdl
prohibitiva de regisiro prevista en el numeral ¢ del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 18&/06/2015, la empresa APPLE INC., en lo

adelanfe, Lo Recurrente,  ejerce  Recurso de
Reconsideracién contra la negativa anterior.

En fecha 12/12/2018, fue presentado escrifo de
ralificaciéon del recurso de reconsideracion a la solicitud
negado de oficio, en viriud del AVISO QFICIAL DRPI-AO-
N°40, publicada en el Boletin de la Propiedad intelectual
MO 588 en fecha 12/11/2018, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

En fecha 21/01/2025, mediante Aviso @ficial DRPI-AO-
Neg1-2025 publicada en la Resolucién N° 26 de Techcx
12/12/2024, el Serwvicio Autonomo  de  id Propiedad
ln‘felec?uo\ (SAP), declard SIN LUGAR el Recurso dc
Reconsideracion y CONFIRMA en fodas sus partes el acto

impugnado.

En fecha 11/02/2025 Lo Recurrente ejerce “formolmen‘re
Recurso Jerarquico contra la negativa anterior.
Y
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

S ito, 1 domen‘ra\meme,
Resalta La Recurrem‘e en su escrito, 1un

lo siguiente:
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“Sefala ese Organismo a su digno cargo que Nno es
posible otorgar el registro de la marca MAGIC MOUSE
inscripcion N° 2015-3775 solicitada por mi representada
para identificar productos incluidos dentro de la clase
9 infernacional por cuanto considera que el referido
sigho se encuentra incurso dentro de la causal de
iresgistrabilidad contemplada en el numeral 9° del
arficulo 33 de la vigente Ley de Propiedad Industrial,
por cuanto en su criterio “la mencionada disposicién
comprende dos supuestos a saber: En primer lugar, se
ubicarian tanto los denominaciones que nacieron
COmMO marcas y que por su uso constante y reiterada o
repefido por el publico en general se convirtieron en
términos o locuciones necesarias para designar los
correspondientes productos o servicios (se trata de
aquellas marcas a las que se le ha diluido su fuerza
distintiva) como aquellas que consisten en si la
designacién comun o hecesaria para designarlos
(genéricas). En ségundo lugar; se encuentran aquellas
que aun cuando no designan directamente ¢
erJducfo © nombre comercial, indican una cualidad
primaria y esencial de los mismos (descriptivas). "

El presente escrito nos permitimos deferir del Criterio
Sustentado por ese Organo a sy digno cargo por
cuom‘.o el signo Ccompuesto MAGIC MOUSE no es ung
locucién que se haya vulgarizado o haya pasadgo al
uso gen.erol, tampoco es utiizado por g Consumidor
pro.meo’/o para identificar q| producto al cyq|

aplica, es decir software e
programas de Computadoras
menos estd describiendo | g

para Computadoras,
Y similares, nj mucho

enero, |q especie, |q
5
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n’ofurolezo la forma del producto al cual se aplica, po
&/ confrario no enconframos en presencia de yn) sllgf;or
den?m/’noﬁvo FANTASIOSO o IMAGINATIVO (balabas
acunadas 'y sin ningun significado) que en forma
alguna describe ung Cualidad o caracteristica de los
progrgmos de computacidn, hardware o equipc-)s
manuiacturados por Apple Inc., ni de Jos Servicios de
soporie técnico que identificq en el mercado, por ef
confrario, es una frase evocativa, cuyo registro no esid
prohibiclo porla Ley de Propiedad Industrial |

AV

@

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Anadlizadas como han side las actas procesales gue
conforman el expediente administrativo del caso, esta
Alzada para decidir observa:

La Recurrente, bdsicamente basa su recurso en la
insuficiencia de motivacion por parte del érgano registral
que, sustente en forma debida la decision denegatoric
de oficio tomada con respecto, alo que ¢ su parecer es,
ia incidencia en el procedimiento de la oposicién de

marcda.

Tomando como elemento de su exposicion en el Recurso
Jerérquico, la distintividad infrinseca de Ia marca como
base de un estudio eréneo por parte del organo
registral, ya que éste no tomo como referencia el estudio

a profundidad de la marca.
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Este tipo de denuncia, obliga a la Administracién Q
revisar las actas qQue conforman ¢l expediente
administrativo del caso, g los fines de constatar, i deniro
de las mismas, lo alegado por Lg Recurrente es cierto,

Que, de ser asi, entonces se establecerdn los correctiveg
de Ley que correspondan,

Ahora bien, revisando el andfisi efectuado por ¢ organo

registral, en lo Que respecta g o establecido en g
numeral 9 del articulo 33 de Ig Ley de Propiedad
Industrial, tenemos Io siguiente:

“Arficulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse como
marcas:

.Omissis. ..

99) los términos Y locuciones

que hayan pasado al yso
general, y Iqgs expresiones com;;

indicar e| género, g especie,
O forma de Jos froductos”,
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razdn por la cual, dicho término, no es reivindicable por
pertenecer al léxico comun.

Segunde:; aqguellos ferminos que primeramente son
registrados como marca, pero por e uso generdl,
confinuado v repetitivo en el pdblico Consumidor; lo cual
pierde o diluye su capacidad distintiva por prevalecer a
la identificacion del producto fransformdndose 1o marca,
parte del léxico comun. Ello es alo gue se conoce como
vulgarizacion de la marca.

Ahora bien, conforme al caso gue Aqui nos ocupad,
tenemos que el signo presentado pard su regdisiro, esta
constifuide por una frase que en su conjunto expresa:
“Magic Mouse”, de su examen, ciertamente se
desprende que, ld alocucion “Mouse”, constituye unc
mencién gue describe directamente @ un producto que
es destinado al sector de la computacion.

Cabe resaliar que, i el término es anglosajon ©
castellano, del conocimiento general, se opserva que los
consumidores entienden, sin necesidad : de
especializacion alguna, due se hace mencion <
dispositivos para computadoras.

Bn razon de lo anterior, esta Alzada odminis\'roﬂ‘vgf
concuerda con los argumentos emitidos por el Se.“rvm:\o
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAP), y por ianio,
~ensidera que dicho brgano oc’rué confcirrne S:n. de—:-rech:_;
ol dictaminar que el signo solicﬁodo_: MGQ'C.‘\?OSS:;'Q
(dispositivo de computadora |, €s do\ fﬂpo des.cggulc\;os. ;
i caracteristica © naturaleza propid de los P
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servicios que prefende distinguir, enconirdndose en
consecuencia incursa en la causal prohibitiva de regls‘rro
contenida en el numeral 9, del arficulo 33, de la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

\"4|
DECISION

En fuerza de los argumentos que anfeceden, esta
Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion
PUblicad en concordancia con lo dispuesto en el arficulo
90 de la Ley Orgdnica de Procedimienfos Administrativos,
declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por la ciudadana MARIA DEL ROSARIO QUINTERO,
venezolana, ftitular de la cédula de idenfidad N°
V.-5.962.633, Abogada en ejercicio e inscrita en el
INPREABOGADO bajo el N° 32.606, actuando con el
cardcter de Apoderada de la Empresa APPLE INC.,
compania de nacionalidad estadounidense.

SEGUNDO: CONFIRMA en fodas y cada una de sus partes
el acto administrativo recurrido.

——

3 V|d bcl( eta Oficial cl C O ana
e lo '\eDUb“ 1B ( de
o : i Cl livari NQ de VenezuelCI [:XffOOl'dinOI'i 1. 6.147

9
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De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de
la Ley Qrgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte
que g presenfe decision podrd ser recurrida ante €l
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo
agispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa?
concatenado con &l numeral 1 del arficulo 32 ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados ¢ partir de su notificacion.

Fubliquese en el Boletin de la Propiedad Industriail.

Devuélvase el expediente original a su oficing de origen.

e e e ——

a Republica Bolivariana
de fecha 22 de junio de 2010.

: s Venezuela N° 39.451
4 vid, Gaceta Oficial de | de

=

i
\
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65 Tomo XIV
10

p——



